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le licence par exemple), dans la mesure ou les circonstances le justifient, pe-ut etre pla- 
ce pOUT Ah n\v\ns H'wmirf 1125 " - • 



restitution et si cette restitution est « conforme a requite » ; une restitution partielle eu 
Bible. II est admis que le cessionnaire puisse solliciter lui-meme la mite du bsaSm 



,4 Effet de la cession 



53. Par l'efiet de la cession, le cedant devient etranger au brevet; il ne pt 
xploiter sans se rendre lui-meme coupable de contrefacon. Le cessionnaire, de son cote, 
:quiert le droit Sexploitation et celui de poursuivre les contrefacteurs. JJ devient, en 
itre, le debiteur de toutes les obligations relatives au brevet : payer les annuites, respeJH 
s droits acquis par les tiers de bonne foi avant 1'inscription de la cession au 




5 1 Cas special : cession par I'effet du contrat de travail 



54. A cote de la cession contractuelle d'un brevet ou d'une demande de brevet, existe 
issi l'eventualite d'une cession implicitede l'mvenuonparl'detdu contrat detravail,ce 
li nous amene a parler du probleme des inventions des travailleurs (communement appe- 
es « inventions d'employes »). Probleme parce que le legislateur n'en a toujours riendit 
algre les nombreuses modifications apportees a la LBI ces demieres annees. En l'absence 



i litige est a rechercher dans les prindpes generaux et dans le droit des contrats 1 127 

25. A cet egard, on relevera que la licence est un contrat a prestations successive^ i 

26. L AndrS, TriM des brevets d'imMon etdela contrefatpn MustrieUe, t.l, Bruxelles, Bruylant, 1899 
520, n' 816 et p.646, n' 1037; Civ. Bruxelles, 18avril 1940, ty-Cm, 1940, p. 50; Bruxelles, 18 'ferna 
fi,/B|.-Cw»,1942,p.21. 

27. Voy.V. hms,kpr<pmMectiiekdes citations <fesato&, Bruxelles, Larder; 2004;M£Jans$ensJ 
fgulatory fiamcwork K^arcEi^ ownersh^ of inventions conceived at universities », in FEDERAL Science Pouct (eis), 
pid borders :ltSenuiti(mMon tfiSD andpetoy implications fir small open economies Jmaiini, Be- 
r,2005,pp.66^6 ;M.-C Janssens, <Otoindnigent ran werimemers :een ncaoire iacune in de Be^che-weigeving- 
io^ vtxir een wetteHjke regeHng»,itW; 1996-1997,p.865 ;M.-C Janssens, C Du Jakdin, V. Deebn, « Les droits des 
iployeurs dans le domaine de la propria inttllectuefle- rapport poutf^ 
701. ; M.-C. Janssens, Cfite^wfifa.gBn to ifeBsftierfemd: mef ^aoiKfere «a»«C«3itf ww «*(i*K&igm am iBriwra^ 
ten, Bruxelles, Brayiant, 1996 ; C Heath, « Harmonising scope and allocation of patent rights in Europe>, ULM, '„ 
01/3, p.310 ; A. Brain, « Sous l'attnction de deux spheres juridiques : Its inventions tfemploycsi, SM, 1967, m 
152 ; G. SCHEANS, ijuridische prortaadek van research in onderneming », R.W., 1971-1972, p. 1809 ; L Vandehi& 
i & E Van Hoogw, < Wnemers en inteEectude rechtem, Cbron. Dl, 1996, pp.209-222 ; P. De I w & 
DiH$,«OverdraditvanMecrt 
r&J.BBWD,ttoenitadesato 

>p./n«6i, 2007,p. 184.Vby. CA,21 juin 2000, arret n 0 76/2000,^0,, ^ juillet 2000. 



455. En l'absence de dispositions imperatives en sens contrake, le principe del'aut 
mie de la volonte est, ici, pleinement applicable. Le principe de la liberie contract 
autorise la conclusion d'une convention stipulant que toutes les inventions, tous les pe 
tionnementsou tous autres resultats intellectuels realises au service de l'employeur a; 
tiennent a ce dernier 1128 . Compte tenu du silence de la loi a cet egard, il est vive: 
fecommande a'inscrire une telle clause dans le contrat de travail des travailleurs sua 
blesd'etre investis d'une mission inventive 1129 . 

En particulier, une clause du contrat de travail pent stipuler que l'employeur dis 
du droit au brevet sur les inventions realsees par le travailleur dans le cadre de l'execi 
du contrat et/ou avec les moyens de remployeur. Une telle clause est valabk EUe peui 
inscrite dans le contrat de travail d'un travailleur ou dans le statut d'un agent de l'Adn 
nation, dans le reglement de travail de l'entreprise ou dans une convention collects 
travail. 

Sil'employeuretle travailleursont convenus d'une cession conventionnelle du drc 
brevet, le travailleur qui deposerait lukneme la demande de brevet s'exposerait i une at 
en revendication de la demande, ou du brevet, engagee par l'employeur (# supra) 
l'employeur pourrait egalement introduire une action en nullite du brevet delivre 1131 . 

| ( Si aucune cession conventionnelle n'a ete prevue, il conviendra d'identifier le 
laire du droit au brevet en application des principes generaux. En vertu des prindpes j 
|ux du droit du travail - et notamment le principe en vertu duqud le rruit de l'activii 
piSlleur appartient a l'employeur en contrepartie de la retribution que le travai 
recoit -, on doit admettre que, lorsque l'objet du contrat de travail est predsement m 
;• vail de recherche, meme sans specifier ce qui doit etre invente, les inventions et les c 
, jfrelatifs appartiennent de plein droit a l'employeur. 

A l'invetse, selon les principes generaux du droit des brevets, Finvention appat 
d'abord a l'inventeur, a savoir la personne qui fait preuve d'une activite inventive. Au: 
l'employeur a donne des instructions tres precises a son travailleur afin qu'il realise l'ii 
tion, e'est l'employeur qui devra etre considere comme etant 1'inventeur. Si, en revar 
Femployeur n'a donne aucune instruction, ou des instructions tres generales, a sot 
vailleur, e'est ce dernier qui aura fait preuve d'activite inventive et qui aura droit au br 

Les prindpes generaux s'opposent done id : en vertu du droit du travail le bi 
doit appartenir a l'employeur tandis que le droit des brevets conduira, le plus souve 
reconnaitre le droit au brevet dans le chef du travailleur. Afin de condlier les prindp 

1128. E-C, Janssens, « Uitradingen van wedmemers : een wettelijke regeling », SM, 1996-1997, pp. 865 
Bruxclles^S mai 1994,/ng.-Cbni, 1995,p. 264 1996-1997,p.888. ' 

1129. L'absence d'une cession conventionnelle risque stasement de priver l'employeur de moye 
preuve essentiels quant a la revendication du brevet et quant a la possibiUt^ de benegder du delai c de g 

|? de six mois pour deposer sa propre demande de brevet car illul sera dldle d'etablir l'existence d'uc 
evident : V. Lamberts, la propriM intellects des creations de salaries, Bruxelles, larcier, 2004, pp. 
n'22Ws; Bruxelles, 25 mai 1994, lng.-Om, 1995, p.264; Jtl, 1996-1997, p.888; M.-C Jan 
• Uitvindingen van werknemers :een wetteljke regeling > m , 1996-1 997, pp. 865-878. 

1130. Article 9 LBI et article 6l C.B.E. 

1131. Article 49 LBI et article 138 CM 



Chapitre 7 - Droits et obligations du brevets 



ioctrine et lajurisprudcnce ont distingue trois types d'inventions ^employes : Finvention 
le service, Finvention mixte et Finvention fibre. 

B, Cession tacite 

I, ['invention de service 

i56. Uinveatioii de service est celle qui est (i) realisee par le travaitteur, (i) avec les 
noyens de Femployeur et (iii) qui resulte d'une mission inventive domee par Fern 

Conformement i la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles, « finvention realisee par 
employe en execution du contrat de travail et etroitement life i Factivite de son employeur, lequel 
n cette quality a mis a la disposition de Feniploye inventeur, les moyens materiels et intellectuels 
|ui lui ont pennis de falser Invention, est une invention de service » 1I32 . 

Dans la mSme perspective, la Cour d'appel de Bruxelles a decide que ^invention de 
employe appartientl Femployeur jorsqu'elle a tie Msfo pendant le service de l'employe dans 
atelier de femployeur, et grlce i ce service ; sur ordre du chef immMat ; avec les moyens tech- 
iques et les possibility mis I disposition par Femployeur • n ® 

H suffira que Finvention resulte de la mission inventive donnee meme si celle-ci 
'entre pas dans Fobjet actuel de Fentreprise. La mission inventive peut etre expresse ou 
bulter tacitement de la nature des fonctions, par exemple celle de laborantin dans une 
ntreprise pharmaceutique. Cette mission peut etre continue ou occasionnelle - ce qui 
nplique notamment que Finvention de service n'est pas seulement celle qui est realisee 
n exicution du contrat de travail, mais aussi celle qui est realisee dans k cadre k contrat 
etravail 1134 . 

fxernp/e de mission ocmionnek: I'employw demnde a un informticien du 
cfepartement uomptibiiiti* de coUorer avec un kbomtin du deptrtement 
€ recherche et developpemnt » pour mettre an point un protide de sfyuenjage de 
genes mis en oeuvre par ordimteui Le procedt invent par le kbomtin et fftrfbraa- 
ticim constituen une mention de service. 



Sauf stipulation contractuelle en sens contraire, Finvention de service apparent a 

U35 Hans m ra.Qrtii 1p rntifnt Hp tnxfiW Ptai't tniiAt nmnt W* 



i brevet, la Cour du travail de Moos a decide que le fait, pour un employe, de subtiliser 
le invention I son employeur, constituait un motif grave justifiant le licenciement. 

Dans le cas d'espece, un employe avait assigne son ancien employeur en paiement 
une indemnite compensatoire de preavis. L'employe avait, en effet, etc licencie pour 
otif grave sans indemnite ni preavis et consid6rait que le licenciement n'etait pas fonde. 
employe avait participe pendant trois ans a un projet de son employeur relatif a la 



32. Bruxelles, 25 mai 1994, /nj^ojw, 1995, p.264 ; RW } 1996-1997, p.888 ; 1L-C Janssens, * IHtvindingcn 
\ werknemers : een wettelijte regeltog i, I % 1996-1997, pp. 865-878. 

33. BruxeEes,17septembre 1996,R.G,88/224. 

34. Voy. V. Lamberts, U propritti intelkctueVe des crkttons de salarits, Bruxelles, Larcier, 2004, p,36, 
22 ; Trib.trav.Charicroi, 13 janvier 1992, J.TX, 1992,p.26l ; £1)1, 1992,p. 144. 

55. Bruxelles, 25 mai 1994, /n^.-Cons., 1995. t>.264 : itW. 1^1Q07 n * w*™ .i^ji — 



en j 

pris, a litre priv£, un brevet sur une technique de decoupe d'ader 1 l36 , 

Le tribunal du travail de Charleroi avait eu a connaltre de cette affaire en { 
instance etil avait decide que: 

* k procede de fabrication brevet I Finitiative du demandeur est la consequence c 
projet envisage par la sod&e 11 II est etabli par les enqu&es que le demandeur fat raj 
mis au couiant du projet et qu'il fat amene \ y paitidper directement [...] [de sorte que] It 
deur ne peut stosement soutenir avoir realise les travaux ayant abouti au brevet en d 
tout lien de subordination : comme le refeve M. Jamoulle finvention de service est non « 
celle qui constitue Faboutissement de la prestation dont la nature et les composantes ont & 
par faccor d des deux parties mais 6galement celle qui resulte d'une mission ponctuelle qu 
de contrat, Femployeur, usant de son ius variandi a pu imposer au $alari6' », 

Le tribunal avait d& lors decide « quele demandeur ne peut prendre avoir t& 
invention libre ou personnel ; que les tavaux du demandeur ont (tt accomplis dans le 
son contrat de travail, I la suite et sur la base du projet d'un client de la dtfenderesse ; q 
dfes lors d'une invention de service ; Attendu que le d6p6t du brevet, dans ces drcoostanc 
etre consid^ par la d^fenderesse comme un motif grave ; [,. J que mke si t 



ouc 

tat de travail', le motif grave n'en subsisted pas moins ; que dans cette hypoth&e, le dei 
avait certes le droit de dfyoser un brevet mais il devait, compte tenu pr^ment de cette 
dance Stroite du contrat de travail, en informer la dfefenderesse et non, comme il Fa fait, agt 
de celle-ci ; que ce comportement du demandeur est d'autant plus critiquable et a d'autant 
6tre interpret comme une vdfiti de concurrence dfioyale que le demandeur avait, quelqi 
i peine avant le depot de son brevet, effects une demarche personnelle auprfe de la 
cliente de la defenderesse] afin d'&tre engagfie par celle-ci ; que Fattitude du travaleur revJ 
ces circonstances, un grave manquement au devoir de loyaute vis-kis de la defenderesse 

L'employe deboute avait fait appeL Le sommaire de la decision rendue par 
d'appel s'enonce comme suit: 

- Le reproche famSt n'est pas une subtilisation de Finvention mais un abus de c( 
ayant consiste, dans le chef de l'employe, alors qu'il avait connaissance de fetude confie 
employeur, qu'il y etait activement associe dans le cadre de ses relations de travail et qu'il 
travailie avec succfes I titre personnel, de tenter de court-circuiter son coconttactant en dep 
brevet de ['invention sans rien dire I son employeur et en contactant directement le clier 
dernier. 

Si toutes les conventions doivent etre executees de bonne foi, ce principe de loyat 
pioque exprime par Particle 1134 du Code civil trouve une parfculi&e raison d'etre dans 1 
tions contractuelles de travail dont Fessence m&ne requiert une confiance mutueEe. Or, il 
sans conteste des declarations des divers temoins entendus dans le cadre de Penqu&e direc 
mtoe s'il ne cesse de vouloir minimiser son rdle, l'appelant a activement participe dans le c 
ses relations contractuelles, au projet d'etude de decoupe d'acier i integrer au beton confie ei 
1981parlasociaeSilasocieteC. 

D est egalement etabli, alors qu'il venait i peine de participer le 21 janvier 1982 i u 
nion de travail concernant ce projet au couis de laqueUe il ne fit evidemment nulle allusio 
travaux personnels qui devaient cependant Stre sur le point d'aboutir, voire deji couron 



Oiapitre 7- Droits et obligations dubrevete | H 



s, que ['appelant sollicita et obtint le 16 mars 1982 un brevet d'invention relatif I un poo6d£ 
>rication de fUs et particulidrement de fils destine i etre mflangfe au bfion dans la realisation 
apes e' que dans le meme temps, il tenia de supplier son employee auprte de la society S. 

Ce silence i l'^gard de l'employeur et la visite auprfes du client de ce dernier, laquelle tftoit 
jx dires de celuki, aussi innocente que Tappelant rente de le faire admettre maintenant, con- 
1 une volontf de concurrence particulferement dSloyale que la soci&6 C ftait legitimement 
jfe I considte comme une faute rendant imm^diatement et dtfinitivement impossible la 
lite des relations contractuelles * m . 

Quant a la remuneration, le salaire de Femploy£ constituera une contrepartie ade- 
de la cession du droit au brevet lorsque Finvention aura tti realisee « en execution » 
out de travail, et a fortiori lorsque le contrat de travail etablit le principe de la ces^ 
Selon certains auteurs, Femploye pouna, en revanche, exiger un complement de 
lfration si Finvention a ete r^lisee dans le cadre du contrat de travail et que la remu- 
on de Femploye apparait nettement insuffisante par rapport a Importance de 
>rt du travailleur et par rapport aux profits generes par Fexploitation de Invention 
ix perspectives raisonnables a cet egard) 1139 . 

On soulignera encore que, conformcment a Farticle 17 LCT et a Farticle 1 134 C. dv. 
ipe de Fexecution de bonne foi des conventions), le travailleur est tenu de : 

comi 



ses 

rapportant a celled a Femployeur demanfae alui permettre d'apprecier l'oppor- 
tunite du depot d'une demande de brevet ; 
assister l'employeur dans le cadre de la procedure de delivrance du brevet afin de lui 
permettre d'obtenir le brevet ; 

ne pas divulguer le savoir-faire et les secrets d'affaires de l'employeur. 



faire. 



['invention dependante ou invention d'etsbfaement ou invention m/xte 

L'invention mixte est celle qui est r&Bs6e par Femploye en dehors de Fexecution 
ssions qui lui sont confines par l'employeur dans le cadre du contrat de travail mais 
1 realisation « depend > de Fexistence du contrat de travail soit parce que Fobjet de 
ition est Ee aux activates de l'employeur, soit parce que le travailleur a utilise les 
is de l'employeur pour realiser l'invention. Les moyens susvises peuvent etre des 
9 intellectuds (des connaissances ou un savoir-faire acquis au sein de Fentreprise) 
' moyens materiels (matieres premieres, outils de travail, membres du personnel de 
oyeur), 

A la difference de Finvention de service, aucune mission inventive n'a id ete confiee 
)loye mais l'invention est realisee I l'occasion de Fexecution de son contrat, ce qui 
iuit dans deux cas: 



ons, 27 f^vrier 1997, 1 1228. 

)y. V. Lamberts, La propriltf intelkctuek des crMons de salaries, Bruxdles, Larcier, 2004, p. 39, 
les references dfe Jrib. tw Gani, 18 mai 1987, IGi, 1987. oo. 89-91 Contra • Hro™n« % ™\ 



• Finvention susceptible <T etre utilisee par Femployeur et nee en relation directe av 
les tiches a accomplir par le travailleur ; 

# Finvention nee avec le concours materiel, financier ou eventuellement intellect! 
(invention inspiree par les techniques et Fexperience de Fusine) de Femployeur. 

Dans ce cas, le travailleur est inventeur mais Fentreprise a concouru a son succes s< 
qu'elle ait inspire le travailleur, soit qu'elle ait, d'une manifre ou d'une autre, soutenu s- 
activite inventive. On se trouve id en presence de ce qu'on appelle parfois une « invent* 
mixte • et la dilculte pour le magistrat a identifier le titulaire du droit au brevet provie 



propriete I Finventeur (au cerveau), et les principes generaux du droit du travail qui j> 
mettent a Femployeur de profiter des fruits de FactMte du salarie. 

La doctrine est divisee 1 H0 . II existe des arguments serieux pour plaider en faveur 
la reconnaissance du droit au brevet dans le chef du travailleur 1 141 ou pour plaider en se 
inverse, en faveur de Femployeur, La controverse relative au droit au brevet sur une inv< 

: comme suit 



D convient d'abord d'identifier deux categories - et non pas trois ~ d'inventio 
d'employes ; les inventions dependantes de Fexistence du contrat de travail d'un cote 
les inventions independantes de Fexistence du contratde travail d'un autre cote. 

II n'est gufre conteste que le droit au brevet sur une invention dependant de Fex 
tence du contrat de travail appartient a Femployeur, a tout le moins lorsque ce lien < 
dependance est absolu, ainsi que Fiustre la situation des inventions de service, De meir 
il est unanimement admis que le droit au brevet sur les inventions absolument independs 
tes du contrat de travail, les inventions libres, appartient au travailleur-inventeur (cf. infri 
Reste I determiner le critere de repartition entre les deux categories identifies. Deux c 

let 



Le principe du droit des brevets reconnait le droit au brevet dans le chef de celui q 
manifeste une activite inventive. Ce principe nous semble inapplicable a I'ensemble de 
problematique parce qu'il ne permet pas d'expliquer la reconnaissance du droit au brev 
dans le chef de Femployeur pour les inventions de service. En effet, il faudrait alors con 
derer que l'employeur, en dormant une mission inventive au travailleur, a indirecteme 
manifeste une activite inventive justifiant qu'il dispose du droit au brevet ll42 . 

1143 



Fadmission d'une telle forme d'activite inventive dans 1 
une insecurite juridique omnipresente des lors que la notion d'apport indirect ferait sa: 



1140, M. Buydens, Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire, Bruxelles, Larder, 1999, p.i 
a* 172, 

1141, V. Lamberts, La proprittf intekctuelk des crtattons de sakrits, Bruxelles, Wer, 2004, pp.4H 
a 0 25-27. 

1142, En ce sens, Roubier considers que < remployeur n'est pas un ayant cause de Tempioye, il n'est pas pi 
prietaire de Invention par un mode derivi, mais bien par le mode originate » 
prittf tndustrietleX 1, Paris, Iibrairie du recueil Sirey, 1952, p. 204). 
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4.5. Special case : transfer as a result of an employment contract 

454. Apart from the transfer by contract of a patent or of an application for a patent, there exists also 
the possibility of an implicit transfer of the invention by the effect of the employment agreement, which 
leads us to talk about the issue of inventions by employees (ordinarily referred to as "employee 
inventions"). 

(...) 

A . Explicit transfer by contract 

455. In the absence of any legal provisions to the contrary, the principle of the autonomy of will is here 
fully applicable. The principle of contractual freedom authorizes the conclusion of a contract which 
provides that all inventions, all improvements or all other intellectual results made while at the service 
of the employer belong to the latter. Considering the silence of the law on this topic, it is highly 
recommended to insert such a clause in the employment agreement of employees which might be 
entrusted with an inventive mission. 

In particular, a clause of the employment agreement may provide that the employer is entitled to the 
patents on the inventions made by the employee in the context of the execution of the contract and/or 
with the means of the employer. Such a clause is licit. (...) 

(...) 

B. Tacit transfer 

1 . The service invention 

456. The service invention is the invention which is (i) made by the employee, (ii) with the means of 
the employer and (iii) which result from an inventive mission assigned by the employer. 

In accordance with the case-law of the Court of appeal of Brussels, "the invention made by the 
employee in the performance of his employment contract and closely linked to the activity of the 
employer who in this capacity has made available to the employee the material and intellectual 
means which allowed the employee to make the invention, is a service invention" (Court of appeal of 
Brussels, 25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264. 

In the same way, the Court of appeal of Brussels has decided that "the invention of the employee 
belongs to the employer when it was made during the service of the employee in the workshop of the 
employer and thanks to this service; upon order of his immediate superior; with the technical means 
and possibilities made available by the employe? (same decision). 

It is sufficient that the invention belong to the inventive mission granted, even if this mission does not 
form part of the actual object of the company. The inventive mission may be explicit or result from 
the nature of functions, for instance of a laboratory employee in a pharmaceutical company. This 



1 



mission may be continuous or occasional - which means i.a. that a service invention is not only the 
invention which is made in execution of an employment agreement but also the invention which is 
made in the context of the employment agreement. 

C) 

Except if provided otherwise, the service invention will belong to the employer. In a situation where 
the employment agreement was mute on the issue of the right to patent inventions, the Employment 
Court of Mons 1 has decided that the fact, for an employee, to take an invention away from his 
employer was a serious breach justifying a dismissal., 

(...) 

458. Let us underline that, in conformity with article 17 of the Law on Employment Contracts and with 
article 1 134 of the Civil Code (principle of performance of contracts in good faith), the employee must: 

- disclose fully and immediately the content of his inventions and every element in relation to them to 
his employer so as to allow him to evaluate whether it is justified to apply for a patent; 

- assist the employer in the context of the procedure for obtaining a patent in order to assist his 
employer to obtain the patent; 

- not disclose the know-how and the business secrets of his employer. 



1 Note of the translator : i.e. the Court of appeal which has jurisdictions on disputes between employees and 
employers. 
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